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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerden der Beschwerdefiihrerin I/
Patentinhaberin und der Beschwerdefithrerin II/
Einsprechende betreffen die am

28. Februar 2012 verkiindete und am 11. April 2012 zur
Post gegebene Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung beziiglich der Aufrechterhaltung des
Europdischen Patents Nr. 1 138 709 (Anmeldenummer
EP01105735.3) auf Grundlage des ersten Hilfsantrags,
eingereicht wahrend der mindlichen Verhandlung.

Die angefochtene Entscheidung erging ebenfalls auf
Grundlage des Patents in der erteilten Fassung als

Hauptantrag.

Anspruch 1 des erteilten Patents hatte folgenden
Wortlaut:
"Verfahren zur Herstellung von Hartschaumstoffen auf
Isocyanatbasis durch Umsetzung wvon

a) Polyisocyanaten mit

b) Verbindungen mit mindestens zwei mit

Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen,

dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen mit
mindestens zwei mit Isocyanatgruppen reaktiven
Wasserstoffatomen b) Polyetheralkohole bi) enthalten,
die herstellbar sind durch Anlagerung von Alkylenoxiden
an H-funktionelle Startsubstanzen mit 3 bis 4 aktiven
Wasserstoffatomen, und die eine Hydroxylzahl, ermittelt
nach DIN 53240 im Bereich zwischen 130 mg KOH/g und 200
mg KOH/g aufweisen, und ein Treibmittel eingesetzt
wird, das bei Raumtemperatur flissige Alkane und/oder
Cycloalkane mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen
enthalt."”

Anspriiche 2-5 waren abhangige Verfahrensanspriiche,
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wobeil Anspruch 2 folgenden Wortlaut hatte:

"Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dab
die zur Herstellung der Polyetheralkohole bi)
eingesetzten H-funktionellen Startsubstanzen ausgewahlt
sind aus der Gruppe, enthaltend Glyzerin,
Trimethylolpropan, Propylenglykol, Pentaerythrit,

Diphenylmethandiamin und/oder Toluylendiamin."

Anspruch 6 war auf Hartschaumstoffe, herstellbar nach

einem der Anspriche 1-5 gerichtet.

Einspruch wurde unter Geltendmachung der Griinde gemal
Art. 100 (a) EPU (mangelnde Neuheit, mangelnde
erfinderische Tatigkeit) eingelegt.

Der Einspruch wurde unter anderem auf folgende
Dokumente gestutzt:

D1: EP-A-567 027

D5: EP-B1-708 127

D6: DE 195 26 979 Al.

GemadR der Entscheidung der Einspruchsabteilung erfillte
Anspruch 1 des Hauptantrags (erteiltes Patent) nicht
die Erfordernisse des Art. 54 EPU im Hinblick auf die
Offenbarung von DI1.

Anspruch 1 des Hilfsantrags war eine Kombination der
erteilten Anspriche 1 und 2. Somit war die Definition

der Startsubstanzen in Anspruch 1 aufgenommen worden.

Dieser Gegenstand entsprach aufgrund der Definition der
Startsubstanzen einer zweifachen Auswahl aus D1 und war
deshalb neu.

Fir die Frage der erfinderischen Tatigkeit war der
nachstliegende Stand der Technik die D5. Die zu losende

Aufgabe war die Bereitstellung von Hartschaumstoffen,
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die eine gute FlieBfadhigkeit aufwiesen, ohne dass es zu
einer Verschlechterung der mechanischen Eigenschaften
kommt. Ausweislich der Daten des Streitpatents wurde
diese Aufgabe auch geldst.

D5 enthielt keinen Hinweis, wie diese Aufgabe zu l&sen
sei. Somit waren die Bedingungen von Art. 56 EPU
erfullt.

In der Erwiderung auf die Beschwerdebegriindung der
Beschwerdefihrerin II/Einsprechende reichte die
Beschwerdefihrerin I/Patentinhaberin drei Hilfsantrage
ein (Hilfsantrdge 2-4), die bereits wahrend des

Einspruchsverfahren eingereicht worden waren.

Im Anspruch 1 des 2. bzw. 3. Hilfsantrags wurde die
Liste der Startmolekiile gegeniiber dem 1. Hilfsantrag
folgendermaRen eingeschrankt:
- Hilfsantrag 2: Glyzerin, Trimethylolpropan,
Preopytengtyket, und/oder Pentaerythrit,
" . ] ¥ . Lo Ligerl ¥ .
- Hilfsantrag 3: Glyzerin und/oder
Trimethylolpropan—Prepyltengtykol—Pentacrythrits
%ﬁ%ﬁ%ﬁ%@%ﬂﬁ%ﬁl i i i i .

Anspruch 1 des 4. Hilfsantrags entsprach Anspruch 1 des
Hauptantrags (Patent in der erteilten Fassung) mit dem

zusatzlichen Merkmal:

"[...und 200 mg KOH/g aufweisen, ]sowie mindestens einen
weiteren Polyetheralkohol, der eine Funktionalitat wvon

mindestens 4 und eine Hydroxylzahl gréBer 250 mg KOH/g

aufweist, enthalten|[und ein Treibmittel...]".

Anspruch 2 des 4. Hilfsantrags entsprach Anspruch 2 des
erteilten Patents mit Streichung des Merkmals

"Propylenglykol".
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Am 9. Dezember 2015 erfolgte eine Ladung zur mindliche

Verhandlung.

Mit Schreiben vom 3. Juni 2016 reichte die
Beschwerdefilhrerin I/Patentinhaberin weitere
Hilfsantradge 4a, 5, 6 und 7 ein.
Hilfsantrag 4a entsprach einer korrigierten Fassung des
mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrags
4 (Streichung eines tUberflissigen Anspruchs).
Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 entsprach einer
Kombination der Anspriche 1 und 2 des Hilfsantrags 4
und lautete wie folgt:
"Verfahren zur Herstellung von Hartschaumstoffen auf
Isocyanatbasis durch Umsetzung von

a) Polyisocyanaten mit

b) Verbindungen mit mindestens zwei mit

Isocyanatgruppen reaktiven Wasserstoffatomen,

dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen mit
mindestens zwel mit Isocyanatgruppen reaktiven
Wasserstoffatomen b) Polyetheralkohole bi) enthalten,
die herstellbar sind durch Anlagerung von Alkylenoxiden
an H-funktionelle Startsubstanzen mit 3 bis 4 aktiven
Wasserstoffatomen, und die eine Hydroxylzahl, ermittelt
nach DIN 53240 im Bereich zwischen 130 mgKOH/g und 200
mgKOH/g, aufweisen, sowie mindestens einen weiteren
Polyetheralkohol, der eine Funktionalitat von
mindestens 4 und eine Hydroxylzahl groRer 250 mgKOH/g
aufweist, enthalten und ein Treibmittel eingesetzt
wird, das bei Raumtemperatur fliissige Alkane und/oder
Cycloalkane mit mindestens 4 Kohlenstoffatomen enthalt
und wobei die zur Herstellung der Polyetheralkohole bi)
eingesetzten H-funktionellen Startsubstanzen ausgewadhlt
sind aus der Gruppe, enthaltend Glyzerin,
Trimethylolpropan, Pentaerythrit, Diphenylmethandiamin

und/oder Toluylendiamin."
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 unterschied sich vom
Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 dadurch, dass die Menge
an Polyetheralkohol bi) bezogen auf die Komponente Db)
auf 3-50 Gew.-% eingeschrankt wurde. Hilfsantrag 7
entsprach Hilfsantrag 6 mit Streichung des

Produktanspruchs.

Am 4. Juli 2016 erging eine Mittelung der Kammer.

Die Beschwerdefiihrerin II/Einsprechende machte mit
Schreiben vom 12. Juli 2016 weitere Angaben.
Insbesondere wurde ein Einwand im Hinblick auf die
formale Zulassigkeit der Hilfsantrédge 4a-7 erhoben.
Ferner wurde ein Einwand der fehlenden erfinderischen
Tatigkeit ausgehend von D1 als nadchstliegendem Technik

erhoben.

Am 28. Juli 2016 fand die miindliche Verhandlung vor der
Kammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin II/Einsprechende gab an, den
Einwand der Unzulassigkeit der Hilfsantrage 4a-7 nicht

weiter zu verfolgen.

Die Argumente der Beschwerdefiihrerin I/Patentinhaberin

lassen sich folgendermaBen zusammenfassen:

a) Art. 54
Gegeniber D1 entsprache der Gegenstand des
Anspruchs 1/Hauptantrag einer mehrfachen Auswahl im
Hinblick auf die OH-Zahl, die Funktionalitat des
Starters sowie die Beschaffenheit des Treibmittels,
wobei letzteres gemaR Anspruch 1 einer nicht
bevorzugten Ausfihrungsform von D1 entsprache.

b) Art. 56 EPU.
Der Einwand der fehlenden erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der

Technik sei verspatet vorgebracht worden, und nicht



- 6 - T 1390/12

zuzulassen.

Nachstliegender Stand der Technik sei D6. Wie das
Patent betreffe die gemaB D6 zu losende Aufgabe
sowohl Treibwirkung und Fliessfahigkeit der
Ausgangsmischung (Schlauchlédnge) als auch die
mechanischen Eigenschaften der erhaltenen
Hartschaumstoffe.

D5 sei weniger relevant, da dies die
Warmeleitfahigkeit und Fliessfahigkeit, nicht
jedoch die mechanischen Eigenschaften des
Hartschaumstoffes betone. Das Patent dagegen betone

nicht die Warmeleitfahigkeit.

Die Verbindung mit aktiven Wasserstoffatomen bi)
gemal Anspruch 1 sei in D6 nicht offenbart.

Ferner betone D6 im Gegensatz zum Streitpatent die
Kombination eines spezifischen Alkohols und
Treibmittel, z.B. n-Pentan, Isopropanol.

Die Beispiele des Patents wilirden zeigen, dass die
anspruchsgemalen Zusammensetzungen, insbesondere
die Kombination der verwendeten Polyol bi) und des
Treibmittels, zu verbesserter Schlauchlange,
Dichte, und mechanischen Eigenschaften als die

Zusammensetzungen gemal D6 fihren.

Die gegenliber D6 geldste Aufgabe sei daher,
entsprechend Absatz [0010] des Patents, ein
Verfahren zur Herstellung von Hartschaumen mit
verbesserter FlieRfadhigkeit und verbesserten
mechanischen Eigenschaften bereitzustellen.

D6 enthalte jedoch keine Lehre, dass die
Fliessfahigkeit oder die mechanischen Eigenschaften
der Zusammensetzungen bzw. der daraus erhaltenen
Schaume durch Einstellung/Auswahl einer bestimmten

OH-Komponente verbessert werden kdnnten.
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Ein weiterer wesentlicher Aspekt sei die
Phasenstabilitat der Mischung. Gute
Phasenstabilitat bedeute, dass keine Entmischung
wahrend des Fliessens innerhalb der Form
stattfinde, mit dem Ergebnis, dass die Mischung in
allen Teilen der Form homogen bzw. identisch
bleibe. Dies wiederum bewirke, dass insbesondere
die mechanischen Eigenschaften des erhaltenen
Hartschaumstoffs verbessert werden.

Die gleiche Argumentation gelte fir alle

Hilfsantréage.

Zusatzlich sei die Entformbarkeit als Beweis fir
die erfinderische Tatigkeit zu berilicksichtigen,
welche Eigenschaft wahrend des Prifungsverfahren

besprochen wurde.

XIT. Die Argumente der Beschwerdefilhrerin II/Einsprechende

lassen sich folgendermalen zusammenfassen.

a) Art. 54 EPU
D1 offenbare zwei Bereiche fiir die OH Zahl und die
Funktionalitat der Startsubstanz. Durch die
Offenbarung der Bereichsgrenzen der zwei Merkmale
in D1 seien automatisch alle deren mogliche
Kombinationen auch offenbart. Die Kombination der
zwel unteren Grenzwerten der jeweiligen Bereiche
von D1 sei neuheitsschadlich fiir den Gegenstand des
Anspruchs 1. Analog zu T 2245/09 lage keine Auswahl
aus zwel Listen gegeniilber D1 vor, um zum
beanspruchten Gegenstand zu gelingen. Ferner und
mit Verweis auf die Rechtsprechung T 26/85 und
T 666/89 wlirde der Fachmann angesichts der Lehre
von D1 ernsthaft in Erwadgung ziehen, im
Uberlappungsbereich zwischen der Offenbarung von D1
und dem Gegenstand des Anspruchs 1 zu arbeiten,

womit ebenfalls die Neuheit zu verneinen ware.
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Art. 56 EPU

Der Gegenstand des Hauptantrags sei im Hinblick auf
die Offenbarung von D1 nicht erfinderisch. D1 wurde
bereits detailliert im Verfahren beztglich Art. 54
EPU besprochen. Da D1 anscheinend von der Kammer
doch nicht als neuheitsschaddlich angesehen werde,
sei es zuladssig - auch in fortgeschrittenem Stadium
des Verfahrens - einen Einwand der fehlenden
erfinderische Ta&tigkeit auf Basis von D1 zu

erheben.

Alternativ sei nach Ansicht der Beschwerdefiihrerin
II/Einsprechender D5 der nachstliegende Stand der
Technik.

Jedoch ausgehend von D6, wie von der
Beschwerdefihrerin/Patentinhaberin argumentiert,
solle das zu losende Problem darin bestehen, die
Fliesseigenschaften und mechanischen Eigenschaften
zUu verbessern. Diese Aufgabe sei jedoch nicht
geldst. Insbesondere sei Beispiel 21 wvon D6
relevant. Die Definition des Treibmittels stelle
keinen Unterschied gegeniiber der Lehre von D6 dar.
Die von der Beschwerdefihrerin I/Patentinhaberin
vorgebrachten Beweise zeigten jedoch keinen Effekt,
der mit dem verwendeten Polyol bi) zusammenhange.
Dieses Polyol liege ferner innerhalb der
allgemeinen Lehre von D6.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 stelle somit eine
willkirliche Einschrankung gegeniber der Lehre von
D6 hinsichtlich der Verbindung mit reaktiven
Wasserstoffatomen dar.

Das gleiche Argument gelte fir die Hilfsantrage, da
diese keine zusadtzlichen Unterscheidungsmerkmale

gegenliber der Offenbarung von D6 enthalten.
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Die Beschwerdefiihrerin I beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in der erteilten
Fassung aufrechtzuerhalten, hilfsweise, das Patent auf
der Grundlage des Hilfsantrags 1 (Patent in der wvon der
Einspruchsabteilung aufrechterhaltenen Fassung), oder
eines der mit Schreiben vom 25. Februar 2013
eingereichten Hilfsantrdge 2 bis 4 oder eines der mit
Schreiben vom 3. Juni 2016 eingereichten Hilfsantrage

4a bis 7 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdefiihrerin II beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Entscheidungsgriunde

Hauptantrag

Art. 54 EPU

D1 offenbart gemdB Anspruch 1 ein Verfahren zur
Herstellung von PU Hartschaum, bei dem ein
Polyisocyanat mit einer Polyolmischung umgesetzt wird.
Gemal Anspruch 1 enthalt die Polyolmischung zwei
Polyoxyalkylenpolyolen (a) und (b) in Mengen von
jeweils 30-60 Gew.-% sowie eventuell ein drittes Polyol
in einer Menge von 0-25 Gew.-%.

Polyoxyalkylenpolyol (b) hat gemaBl Anspruch 1 von D1
eine Funtkionalitat von 3-6 sowie eine OH-Zahl von

150-500 mg KOH/g.

Die gleiche Information beziiglich Polyol (b) ist Seite
2, Zeilen 57-58 unter "Brief Summary of the Invention"

sowlie detailliert auf Seite 3, Zeilen 32-53 von D1 zu
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entnehmen.

D1 behandelt die Wertebereiche von OH-Zahl und
Funktionalitédt als zwei unabhdngige Merkmale. Es gibt
keinen Hinweis, dass bestimmte Werte oder Wertebereiche
dieser Paramter in einer gegenseitigen Abhangigkeit
stehen miissen. Anders gesagt, gibt es keinen Hinweis in
D1, dass die Festlegung des Wertes bzw. Wertebereiches
einer dieser Parameter den Wertebereich des zweitens
einschrankt oder festlegt. Somit sind, laut der
Offenbarung von D1, die jeweiligen Unter- und
Obergrenzen der Wertebereiche der zwei Parameter von

einander unabhangig.

Die Verbindung bi) des geltenden Anspruchs 1 wird zwar
von der Definition des Polyols (b) wvon D1 zum Teil
umfasst. Jedoch ist es erforderlich, um aus der
Offenbarung von D1 zu der Definition von Komponente bi)
zu gelangen, eine zweifache Auswahl durchzufihren.

So miisste die OH-Zahl Wert von 150 aus dem Bereich
150-500 mg KOH/g ausgewahlt werden.

Anschliessend misste die Funktionalitdt von 3 aus dem

offenbarten Bereich von 3-6 von D1 ausgewahlt werden.

D1 enthalt - auch implizit - wie oben ausgefiihrt,
keinen Hinweise auf eine solche Kombination der
Merkmale. Auch ergibt sich, unabhédngig von der
Offenbarung von D1, aus chemischen oder strukturellen
Gegebenheiten kein zwingender Zusammenhang zwischen den
zwel Parametern in dem Sinn, dass die Definition einer
der Werte den zulédssigen Wertebereich des zweitens

festlegt oder einschrankt.

Ein solcher Gegenstand, welcher das Ergebnis einer
doppelter Auswahl ist, gilt gema@B der Rechtsprechung

als nicht offenbart und somit gegeniliber der Offenbarung
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von D1 als neu (vgl. T 12/81).

Bezliglich der Offenbarung des Treibmittels in D1 wird
gemal Anspruch 1 sowie dem "Brief Summary of the
Invention" das Treibmittel als "In the presence of
water" bzw. "substantially comprising water" definiert.
Auf Seite 4, Zeilen 30-32 von D1 wird offenbart, dass
die Reaktion bevorzugt in Anwesenheit von Wasser als
alleiniges Treibmittel durchgefiihrt werde. Bei Bedarf
("if necessary") kann jedoch eine Mischung aus Wasser
und z.B. einem niedrigsiedenden Kohlenwasserstoff,
wobei Pentan explizit genannt wird, durchgefilhrt

werden.

Die Definition eines Treibmittels enthaltend ein bei
Raumtemperatur fliissiges Alkan oder Cycloalkan
erfordert somit eine weitere Auswahl aus der
Offenbarung von D1, namlich die der Ausfiihrungsform,
bei der anstelle von Wasser wie im Anspruch 1 von DI
definiert, die auf Seite 4 von D1 offenbarte

Alternative ("bei Bedarf") ausgewahlt wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 erfordert im Hinblick
auf die Defintion des Polyols bi) sowie des
Treibmittels somit eine mehrfache (dreifache) Auswahl
gegenliber der Offenbarung von D1 und ist somit als neu

anzuerkennen (in Analogie zur T 12/81).

Das Argument der Beschwerdefiihrerin II/Einsprechende,
wonach die Offenbarung der einzelnen Werte der Unter-
bzw. Obergrenzen der Bereiche fiir OH Zahl und
Funktionalitadt automatisch alle mdgliche Kombinationen
dieser Werte mit offenbaren wirde, ist nicht richtig.
Eine Kombination von Merkmalen durch Auswahl der Werte
aus zwel unabhangigen Listen (siehe oben) ist im

patentrechtlichen Sinn als neu anzuerkennen (vgl.
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T 12/81 Entscheidungsgrinde 13).

In Threr Argumentation beziglich Neuheit bezog sich die
Beschwerdefithrerin II/Einsprechende ferner auf die
Entscheidungen T 26/85 sowie T 666/89 und
argumentierte, der Fachmann wirde "ernsthaft in
Erwdgung ziehen", im Uberlappungsbereich von D1 und
Anspruch 1 des Streitpatents zu arbeiten. Die zitierten
Entscheidungen betreffen jedoch die Frage beziiglich der
Neuheit eines Wertebereiches eines einzelnen Parameters
gegenliber der Offenbarung eines (anderen) Bereiches
dieses Parameters in einer Vorverdffentlichung
("eindimensionale Auswahl"). Die Beschwerdefihrerin II/
Einsprechende bezog sich ferner auf T 2245/09. Diese
Entscheidung betraf eine Situation, wo im
patentrechtlichen Sinn lediglich eine einzige Auswahl
innerhalb der Entgegenhaltung zum Gegenstand des

Streitpatents fihrte.

Im vorliegenden Fall handelt es sich jedoch, wie oben
dargelegt, um eine dreifache oder "mehrdimensionale"
Auswahl von Wertebereichen betreffend drei unabhangige
Parameter und somit um eine andere Situation als die in

den zitierten Entscheidungen behandelte.

Somit sind diese Entscheidungen, bzw. die darin
enthaltenen Uberlegungen beziiglich Neuheit im

vorliegenden Fall nicht anwendbar.

Die Erfordernisse des Art. 54 EPU sind erfiullt.

Art. 56 EPU

Nachstliegender Stand der Technik

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Herstellung
von Hartschaumstoffen auf Isocyanatbasis sowie die so

hergestellten Hartschaumstoffe.
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Die Hartschaumstoffe werden als Warme- bzw.
Kalteisolation verwendet.

Ziel war es, unter anderem die Dichte der
Hartschaumstoffe zu verringern, um Material zu sparen,
ohne dass es zur Verschlechterung der
Warmeleitfahigkeit oder der mechanischen Eigenschaften
kommt (Absatz [0005]). Ferner sollen bei der
Ausschaumung von Hohlrdumen eine gleichmaBige
Ausfiillung erfolgen, so dass die flissigen
Aufbaukomponenten in alle Teile des Hohlraumes flieBen
(ebenfalls Absatz [0005]).

Unter Fliessfahigkeit des Schaums wird hierbei das
FlieRBverhalten der reagierenden Mischung verstanden,
welche dadurch ermittelt wird, dass die Wegléange
bestimmt wird, welche die reagierende Mischung
zuriicklegt ("Schlauchladnge") (siehe Absatz [0006]).

Solche Verfahren sowie die dabei entstehenden
Hartschaumstoffe sind aus den Dokumenten D5 und D6
bekannt, die jeweils von der Einspruchsabteilung und
Beschwerdefilhrerin II/Einsprechenden bzw. der
Beschwerdefithrerin I/Patentinhaberin als

nachstliegender Stand der Technik angesehen wurden.

D5 betrifft ein Verfahren zur Herstellung von
Polyurethan-Hartschaumstoffen mit verminderter
Warmeleitfahigkeit (Titel, Absatz [0001], Anspruch 1).
Anwendungsgebiete sind ebenfalls Kalte/Warmedammmittel.
Der Aspekt der FlieRfdhigkeit und Vertraglichkeit der
Mischung der Aufbaukomponenten wird auf Seiten 3 und 4
behandelt. In den Beispielen von D5 werden als
Eigenschaften der erhaltenen Hartschaumstoffe lediglich
das Raumgewicht (Dichte) und die Warmeleitfahigkeit
bestimmt. Fliessfahigkeit der reagierenden Mischung
wird zwar in D5 angesprochen, diese Eigenschaft wird in

den Beispielen jedoch nicht bewertet. Ferner werden
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mechanische Eigenschaften der erhaltenen
Hartschaumstoffe weder in den Beispielen noch in der

Beschreibung von D5 behandelt.

D6 betrifft ebenfalls ein Verfahren zur Herstellung von
Hartschaumstoffen auf Isocyanatbasis, wobei die
Hartschaumstoffe als Warme- oder Kalteisoliermittel
Verwendung finden.

Schwerpunkt bzw. Hauptzielsetzung von D6 ist eine
Verbesserung der Treibwirkung und des FlieBverhaltens
der Mischung (Seite 2, Zeilen 30-32, Seite 3, Zeilen
18-21, 46-54). Die Dichte der erhaltenen Schaumstoffe
wird in der Beschreibung (Seite 2, Zeile 38, sowie
Seite 8, Zeilen 24-27) behandelt, wobei niedrige
Maximaldichten bevorzugt sind und der Dichtebereich
unterhalb 50 kg/m3 als "technisch bedeutsam"
hervorgehoben wird (Seite 2, Zeilen 37-38). In den
Beispielen werden sowohl die Ergebnisse des
Schlauchtests (dh Fliessverhalten) sowie die Dichte
angegeben. Ferner werden ab Beispiel 21 mechanische
Eigenschaften der erhaltenen Hartschaumstoffe wie
Kerndichte, Druckfestigkeit usw. bestimmt.

D6 verwendet gemal Anspruch 1 sowie den Beispielen
Verbindungen mit mindestens zwei mit Isocyanatgruppen
reaktiven Wasserstoffatomen, namlich Polyetheralkohole
als eine Komponente der Ausgangsmischung. Auf Seite 4,
Zeile 65 wird offenbart, dass die
Polyhydroxyverbindungen eine Hydroylzahl in der Regel
von 100 bis 850 mg KOH/g aufweisen. Auf Seite 5, ab
Zeile 57 werden die einsetzbaren Polyetherpolyole
besprochen. Diese basieren auf einem Starter mit
Funktionalitat von 2-6, vorzugsweise 2-4 und einem
Molekulargewicht wvon 300-8000, vorzugsweise 400-1500.
In Beispiel 21 von D6 werden als Verbindungen mit
reaktiven Wasserstoffatomen drei verschiedene Addukte

verwendet:



- 15 - T 1390/12

- ein Addukt aus Propylenglykol und Propylenoxid
mit OH Zahl 250 mg KOH/g;

- eine Mischung aus Addukten von Ethylenoxid und
Propylenoxid und Stickstoffverbindungen
(Funktionalitdt wird nicht genannt) OH Zahl 440
mg KOH/g

- Polyol auf Basis Saccharose und Propylenoxid OH
Zahl 500 mg KOH/g.

Alle genannten Polyole entsprechen der anspruchsgemalen
Definition "Verbindungen mit mindestens zwei mit
Isocyanatgruppen reaktiven

Wasserstoffatomen" (Komponente (b) des Anspruchs 1).

Als Treibmittel wird eine Mischung aus Wasser,
Cyclopentan und Methanol verwendet. Somit enthdlt das
Treibmittel ein bei Raumtemperatur flissiges Alkan mit
mindestens 4 Kohlenstoffatomen, wobei dem
entsprechenden Merkmal des geltenden Anspruchs 1

ebenfalls entsprochen wird.

Beispiel 21 von D6 offenbart jedoch keinen Bestandteil
entsprechend der Komponente bi) des geltenden

Anspruchs.

In Anbetracht der Formulierung des Problems im
Streitpatent, insbesondere des Hinweises auf gute
Fliessfahigkeit der Ausgangsmischungen sowie niedriger
Dichte und gute mechanischen Eigenschaften der
erhaltenen Hartschaumstoffen ist D6 gegeniiber D5 als

relevanter anzusehen.

Somit kann die Kammer sich der Ansicht der
Beschwerdefihrerin I/Patentinhaberin anschlieBen, D6,

insbesondere das Verfahren gemadRl dessen Beispiel 21,
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sei der nachstliegende Stand der Technik.

Die Beschwerdefithrerin II/Einsprechende hat mit
Schreiben vom 12. Juli 2016, und somit nach
Einberaumung der mindlichen Verhandlung, zum ersten Mal
im gesamten Einspruchs- und Beschwerdeverfahren einen
Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit
ausgehend von D1 als nachstliegendem Stand der Technik
geltend gemacht.

Auch wenn D1 bereits, wie von der Beschwerdefihrerin II
vorgetragen, "detailliert besprochen" wurde, erfolgte
diese Diskussion ausschlieBlich in Zusammenhang mit der
Frage der Neuheit. Das Argument der Beschwerdefilthrerin
II, dass, da die Neuheit gegeniliber D1 von der Kammer
anerkannt wurde, es zulassig sei, ausgehend hiervon die
erfinderische Tatigkeit anzugreifen, stellt keine
Rechtfertigung fir diesen spat erhobenen Einwand dar.
Die Feststellung, dass die Offenbarung eines Dokuments
nicht neuheitsschadlich sei, bedeutet nicht, dass das
Dokument automatisch, oder als Konsequenz der
Neuheitsfeststellung als nachstliegender Stand der
Technik fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit anzusehen ist. Das Dokument mit den meisten
gemeinsamen Merkmalen mit dem beanspruchten Gegenstand
stellt namlich nicht zwangslaufig den nadchstliegenden
Stand der Technik dar. Wesentlich im vorliegenden Fall
ist, dass eine detaillierte Begrindung fir eine
fehlende erfinderische Tatigkeit ausgehend von D1 erst

wahrend der mindlichen Verhandlung vorgetragen wurde.

Die pauschale Feststellung auf Seite 5 des Schreibens
vom 12. Juli 2016, wonach fir die Auswahl der Merkmale
aus der Lehre von D1 im Hinblick auf die vorliegenden
Vergleichsversuche keine erfinderische Tatigkeit
anerkannt werden konne, kann nicht als Begrindung

angesehen werden, warum dieses Dokument als
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nachstliegender Stand der Technik gelten soll.
Somit ist gemal Art. 13(1) und (3) VOBK der Einwand
basierend auf D1 als nédchstliegendem Stand der Technik

nicht zuzulassen.

Zu lo6sende Aufgabe

Die Beschwerdefithrerin I/Patentinhaberin argumentierte,
die Aufgabe bestiinde darin, insbesondere die
Fliessfahigkeit der Ausgangsmischungen sowie die
mechanischen Eigenschaften der erhaltenen Schiume zu
verbessern. Es wurde vorgetragen, die Phasenstabilitat
(Bestandigkeit gegen Entmischung) der Mischungen
beeinflusse insbesondere die mechanische Eigenschaften.
Bei phasenstabilen Mischungen bleibe die
Zusammensetzung der Mischung Uber die gesamte Lange
bzw. Volumen der Form gleichmaRig. Als Ergebnis hiervon
wlirden konsistente Eigenschaften des Hartschaums
erhalten.

Obwohl die "Phasenstabilitat" als solche in der
Patentschrift nicht erwadhnt wird, ist es fiir die Kammer
glaubhaft, dass diese die Fliessfahigkeit beeinflusst,
wie z.B. aus der Diskussion der "Vertraglichkeit" in D5

auf Seite 3 ab Zeile 56 hervorgeht.

Erfolg der Lo&sung

Als Beleg dafiir, dass das beanspruchte Verfahren diese
Aufgabe erfolgreich 16st, bezog sich die
Patentinhaberin auf die im erteilten Patent enthaltenen
Vergleichsversuche sowie auf die mit Schreiben vom 7.
Februar 2012 zusdtzlich eingereichten Beispiele 17 und
18 und Vergleichsbeispiel 19.

Diese Beispiele stellen keinen direkten Vergleich mit
den Zusammensetzungen aus D6 dar, da sie im Gegensatz
zu den in D6 verwendeten Massen keine
Stickstoffverbindung als Komponente mit aktiven

Wasserstoffatomen enthalten. Des Weiteren zeigt ein
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Vergleich der Beispiele 13, 19, 15, 17, 18, 12, 20 und
21, die in dieser Reihenfolge als Komponente bi) ein
Polyetheralkohol auf Basis von Trimethylolpropan und
Propylenoxid mit zunehmenden Hydroxylzahlen verwenden,
dass die im vorliegenden Anspruch 1 definierten
Hydroxylzahlen fiir den Starter Trimethylolpropan zu
keiner Verbesserung der Schlauchlédnge (als MaB fir die
Phasenstabilitat) oder der mechanischen Eigenschaften
fuhrt.

Somit gibt es keinen Beweis flir einen mit dem
Unterscheidungsmerkmal zusammenhangenden technischen
Effekt, und somit keine Beweis fiir eine zielgerichtete

Auswahl gegeniiber der Lehre von D6.

Angesichts dieser Sachlage kann die objektiv zu ldsende
Aufgabe gegeniiber D6 nur als die formuliert werden, ein
weiteres Verfahren zur Herstellung von

Hartschaumstoffen zur Verfigung zu stellen.

Naheliegen:

Die objektive Aufgabe wurde durch die - willkiirliche -
Auswahl einer Teilkomponente bi) der Ausgangskomponente
b), welche Komponente bi) im Rahmen der aus D6 zu
entnehmenden allgemeinen Lehre beziiglich Struktur,
Funktionalitdt und Molekulargewicht- siehe D6 Seite 5
Zeilen 34-60- liegt, geldst. Insbesondere lehrt D6 die
Verwendung von Glyzerin und Trimethylolpropan als
Startermolekiile (Seite 5, Zeile 55), die bei einer
Hydroxyzahl im Bereich von 130 bis 200 mgKOH/g wie im
vorliegenden Anspruch 1 verlangt wird, ein
Molekulargewicht von ca 800-1300 haben, d.h. im Rahmen
des im D6 offenbarten Bereichs wvon 300 bis 8000 (Seite
5, Zeile 56-60) liegt. Eine entsprechend willkirliche
Auswahl beziiglich Startsubstanz und Molekulargewicht

der Polyolkomponente bi) fir die Herstellung eines
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Hartschaumstoffs ausgehend von dem Beispiel 21 von D6
ist als naheliegende Losung der objektiven Aufgabe
anzusehen, die keine erfinderische Tatigkeit begriinden

kann.

Somit erfiillt der Hauptantrag nicht die Erfordernisse
des Art. 56 EPU.

Die Beschwerdefiihrerin I/Patentinhaberin hat wdhrend
der miindlichen Verhandlung vor der Kammer, nach
Abhandlung der erfinderischen Tatigkeit die Frage der
Entformbarkeit der erhaltenen Hartschaumstoffe erwahnt
und gleichzeitig eingerdaumt, dies sei lediglich wahrend
des Prufungsverfahrens besprochen worden.

Argumente hinsichtlich dieses Aspekts sind weder
wahrend des Einspruchsverfahrens, noch wahrend der
schriftlichen Phase des Beschwerdeverfahrens
vorgebracht worden.

Der Versuch, diesen neuen Aspekt am Ende der miindlichen
Verhandlung vorzubringen, stellt ein verspatetes
Vorbringen dar, auf das weder die Kammer noch die
Gegenpartei vorbereitet war oder hatte vorbereitet sein
konnen.

Somit sind Argumente beziiglich der Entformbarkeit der
erhaltenen Hartschaumstoffe zur Abhandlung der
erfinderischen Tatigkeit nicht in das Verfahren
zuzulassen (Art. 13(3) VOBK).

Hilfsantriage 1-4, 4a-7 - Art. 56 EPU

Anspruch 1 der Hilfsantradge 1-3 prazisiert lediglich
die Definition des bei der Herstellung der Komponente
bi) eingesetzten Starters (vgl. Abschnitte II und IV
oben), der insbesondere Glyzerin oder Trimethylolpropan
sein kann. Flir diese Merkmal ist, wie oben dargelegt,
kein technischer Effekt nachgewiesen worden, wodurch

dieses Merkmal als naheliegende willkiirliche Auswahl im
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Rahmen der Lehre von D6 anzusehen ist (Abschnitt 1.2.5,
oben) .

Somit gilt die gleiche Schlussfolgerung hinsichtlich
der erfinderischen Tatigkeit fir die Hilfsantrage 1-3
wie fir den Hauptantrag.

Hilfsantrag 4/4a

Diese Antrage sind bis auf die Streichung eines
iberflissigen Unteranspruchs identisch (vgl. Abschnitt
VII, oben).

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4/4a definiert zusatzlich
zum Anspruch 1 des Hauptantrags die Anwesenheit eines
weiteren Polyetheralkohol mit Funktionalitdt wvon
mindestens 4 und eine Hydroxyzahl gréRer 250 mgKOH/g
(siehe Abschnitt V oben).

Eine solche Verbindung ist jedoch bereits in der
Zusammensetzung des Beispiels 21 von D6 anwesend
(Polyol auf Basis von Saccharose mit einer Hydroxyzahl
von 500 mgKOH/g) .

Somit enthdalt Hilfsantrag 4/4a kein zusatzliches
Unterscheidungsmerkmal gegeniiber dem nachstliegenden
Stand der Technik D6.

Die gleiche Schlussfolgerung hinsichtlich der
erfinderischen Tatigkeit wie flir den Hauptantrag gilt
demnach fiur Hilfsantrag 4/4a.

Hilfsantrag 5

Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 entspricht einer
Kombination der Anspriche 1 und 2 des Hilfsantrags 4.
Hierdurch wird die Definition der Komponente bi)
gegenliber Hilfsantrag 4 wie fir Hilfsantrag 1 weiter
prazisiert (vgl. Abschnitte VII und 2.1, oben).

Wie jedoch fir Hilfsantrage 1-3 dargelegt, kann hierfir
keine erfinderische Tatigkeit anerkannt werden.
Hilfsantrag 6

Anspruch 1 des Hilfsantrags 6 enthalt gegenilber
Anspruch 1 des Hilfsantrags 5 eine Prazisierung der

Menge der Komponente bi) von 3 bis 50 Gew.-%, bezogen
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auf die Komponente b) (vgl. Abschnitt VII, oben).
Hierfiir ist jedoch kein technischer Effekt nachgewiesen
worden. Somit gilt dieses zusatzliche Merkmal ebenfalls
als eine nicht zielgerichtete, willkirliche
Modifikation gegeniber der Lehre von D6, die im Rahmen
des fachma@nnischen Konnens liegt, und daher keine
erfinderische Tatigkeit begriinden kann.

Hilfsantrag 7
Gegenlber Hilfsantrag 6 unterscheidet sich Hilfsantrag

7 durch die Streichung der Produktanspriiche.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 7 ist jedoch mit Anspruch 1
des Hilfsantrags 6 identisch.

Somit gilt das obengesagte beziiglich der erfinderischen

Tatigkeit auch im Hinblick auf Hilfsantrag 7.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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